Sygn. akt XXII GWo 40/20

POSTANOWIENIE

Dnia 27 sierpnia 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej

w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy: sedzia (del.) Agnieszka Gotaszewska
Protokolant: Damian Mrozik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku H.K.

z udziatem M.F.

0 zobowigzanie do udzielenia informac;ji

postanawia
1. zobowigza¢ M.F. do udzielenia H. K. pisemnej informacji o:

la. ilosci wytworzonych i zbytych przez M.F. naroznikéw o wygladzie, jak ponizej:

to jest naroznikow w ksztatcie litery ,U”, w ktorych:

a) korpus i dwa podtokietniki sg innego koloru, niz siedziska i oparcia;

b) jeden bok naroznika sktada sie z szezlonga oraz trzech siedzisk i
odpowiadajgcych im oparé, a drugi bok naroznika stanowig trzy siedziska i
odpowiadajgce im oparcia;

C) siedziska (w tym szezlong) i oparcia, na catej szerokosci, posiadajg
poprzeczne przeszycia;

d) podtokietniki sg odrebnymi od korpusu naroznika elementami;



obejmujgcych réwniez inne wersje kolorystyczne, z podziatem na poszczegdlne lata

oraz miesigce — za okres od dnia 2 stycznia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2020 r.,

1b. cenach uzyskanych przez M.F. z tytutu sprzedazy egzemplarzy naroznika opisanych w

pkt 1a — bez wzgledu na walute, w ktérej ceny zostaty wyrazone;

wyznaczy¢ H. K. termin dwéch tygodni od wykonania przez M.F.niniejszego postanowienia na
wystgpienie z pozwem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci;

zasgdzi¢ od M.F. na rzecz H.K. o kwote 1.897 (tysigc osiemset dziewiecdziesigt siedem)
ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania, w tym kwote 1.697 (tysigc szeséset

dziewiecédziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXII GWo 40/20

Uzasadnienie postanowienia z 27 sierpnia 2020 roku

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sad uwzglednit wniosek uprawnionego
H.K. z dnia 29 czerwca 2020 r. (koperta k. 10) o zobowigzanie do udzielenia informacji.

Sad zobowigzal M.F. do udzielenia H.K. informacji o iloSci wytworzonych i zbytych
przez M.F. naroznikéw o wygladzie jak ponize;j:
~ / i kBl

to jest naroznikow w ksztalcie litery ,,U”, w ktorych:

- korpus i dwa podlokietniki sg innego koloru, niz siedziska i oparcia;

- jeden bok naroznika sklada sie z szezlonga oraz trzech siedzisk i odpowiadajacych im
opar¢, a drugi bok naroznika stanowig trzy siedziska i odpowiadajace im oparcia;

- siedziska (w tym szezlong) i oparcia, na calej szeroko$ci, posiadaja poprzeczne
przeszycia;

- podlokietniki sa odrebnymi od korpusu naroznika elementami;

obejmujacych rowniez inne wersje kolorystyczne, z podzialem na poszczegélne lata oraz
miesigce — za okres od dnia 2 stycznia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2020 r., a takze cenach
uzyskanych przez M.F. z tytulu sprzedazy opisanych egzemplarzy naroznika— bez wzgledu na
walute, w ktorej ceny zostaly wyrazone.

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

Wytwarzajac oraz wpro

wadzajac do obrotu narozniki o wygladzie, jak ponizej:

"y =71

to jest narozniki w ksztalcie litery ,,U”, w ktorych:



- korpus i dwa podlokietniki sg innego koloru, niz siedziska i oparcia;

- jeden bok naroznika sklada sie z szezlonga oraz trzech siedzisk i odpowiadajacych im
oparé, a drugi bok naroznika stanowia trzy siedziska i odpowiadajace im oparcia;

- siedziska (w tym szezlong) i oparcia, na calej szeroko$ci, posiadaja poprzeczne
przeszycia;

- podlokietniki sa odrebnymi od korpusu naroznika elementami;

obejmujacych rowniez inne wersje kolorystyczne, M.F. naruszyl prawa wylgczne z rejestracji
wzoru wspoOlnotowego, zarejestrowanego na rzecz H.K. w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej pod numerem 001420251 -0005 (wyrok zaoczny Sqdu
Okregowego w Warszawie z 13 stycznia 2020 r. sygn. XXII GWwp 58/19). Powyzsze — tres¢
wyroku zaocznego oraz podstawe sporu miedzy stronami - Sad ustalil z urzedu na podstawie
art. 22882 kpc, zwracajac uwage stron na powolane fakty na rozprawie w dniu 27 sierpnia
2020 r. W konsekwencji, nie wymagaly one prowadzenia postepowania dowodowego.
Zmierzajace do ich wykazania wnioski dowodowe zostaly oddalone postanowieniem
wydanym na podstawie art. 2352 pkt 1 kpc.

W ocenie Sadu zostaly spelnione przeslanki uwzglednienia wniosku o
zobowiazanie do udzielenia informacji.

Postepowanie w niniejszej sprawie zostalo wszczete w dniu 29 czerwca 2020 roku
(koperta k. 10). Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy —
Kodeks postepowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw w sprawach wszczetych i
niezakonczonych w danej instancji lub przed Sadem Najwyzszym do dnia wejécia w zycie
niniejszej ustawy, ktore podlegalyby rozpoznaniu w postepowaniu w sprawach wlasnosci
intelektualnej, nie stosuje sie przepisbw o tym postepowaniu. Oznacza to, ze wydajac
postanowienie z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sad zastosowat art. 2862 ustawy — Prawo wilasno$ci
przemystowej w brzmieniu przed 1 lipca 2020 roku. Zgodnie z ust. 1 powolanego przepisu
uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze wystapi¢ z wnioskiem do sadu
wlasciwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, takze przed wytoczeniem
powodztwa, o nakazanie naruszajacemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach
dystrybucji, ilo$ci i cenach towarow lub ustug, ktore sg konieczne dla dochodzenia roszczenia
przez tego uprawnionego, jezeli wykaze on wiarygodne okolicznoSci wskazujace na
naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji.

W odpowiedzi na wniosek uczestnik postepowania zakwestionowatl:

- wykazanie przez wnioskodawce okolicznoSci wskazujacych na naruszenie prawa z
rejestracji;

- nowo$¢ i indywidualny charakter wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
UE ds. Wlasno$ci Intelektualnej na rzecz wnioskodawcy za numerem 1420251-0005;

- okres, za ktoéry zadane sa informacje objete wnioskiem (odpowiedz na wniosek k. 22-

33).

Wykazanie wiarygodnych okolicznos$ci wskazujacych na naruszenie

W ocenie Sadu wymog wykazania wiarygodnych okoliczno$ci wskazujacych na
naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego zostal spelniony. Naruszenie przez M.F.
praw wylacznych H.K. z rejestracji wzoru wspolnotowego wynika z istnienia wyroku
zaocznego Sadu Okregowego w Warszawie XXII Wydzialu Znakow Unijnych i Wzoréw
Wspolnotowych wydanego w sprawie XXII GWwp 58/19 w dniu 13 stycznia 2020 r. Wyrok
ten jest prawomocny. Zgodnie z art. 365 §1 kpc orzeczenie prawomocne wigze nie tylko sad,
ktory je wydal, lecz rowniez inne sady oraz inne organy panstwowe i organy administracji
publicznej, a w wypadkach przewidzianych w ustawie — takze inne osoby. W wyroku z



7.4.2011 1. (I PK 225/10, Legalis) SN wyrazil poglad, ze zwigzanie stron prawomocnym
orzeczeniem wyrazone w art. 365 § 1 KPC zawiera w sobie zakaz ponownego prowadzenia
sporu co do okoliczno$ci faktycznych stanowigcych podstawe rozstrzygniecia zakonczonego
sporu sadowego. Inaczej ququc nie jest dopuszczalne w $wietle art. 365 § 1 kpc odmienne
ustalenie zaistnienia, przebiegu i oceny istotnych dla danego stosunku prawnego zdarzen
faktycznych w kolejnych procesach sadowych miedzy tymi samymi stronami, chociazby
przedmiot tych spraw sie réznil. Moc wiazaca uzyskuje bowiem rozstrzygniecie o zadaniu w
powiazaniu z jego podstawa faktyczna i w kolejnym postepowaniu sad ma obowiazek przyjac,
ze istotna z punktu widzenia zasadnosci zadania kwestia ksztaltowala sie tak, jak to zostalo
ustalone w prawomocnym wyroku. Konsekwencja jest niedopuszczalno§é ponownej oceny
prawnej co do okoliczno$ci objetych prawomocnym rozstrzygnieciem (zob. np. wyr. SN z
20.11.2014 1., V. CSK 6/14, Legalis). Przez pojecie innych sadow, ktéorym postuguje sie przepis
art. 36581 kpc rozumie¢ nalezy sady powszechne rozpoznajace sprawy cywilne, sady
administracyjne oraz SN (G. Kochan w: T. Szancito (red.) Komentarz do kodeksu
postepowania cywilnego, Legalis).

Przenoszac powyzsze na grunt niniejszego postepowania nalezy wskazac, ze wydajac
postanowienie z 27 sierpnia 2020 r. Sad byt zwiazany ustalonym w wyroku zaocznym z 13
stycznia 2020 r. rozstrzygnieciem - a takze wynikajacymi z tego rozstrzygniecia
nastepujacymi faktami i ich oceng prawna:

1. faktem wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu przez M.F. naroznika o
wygladzie, jak ponizej:

to jest naroznika w ksztalcie litery ,,U”, w roznych wersjach kolorystycznych, w
ktorym:

- korpus i dwa podlokietniki sa innego koloru, niz siedziska i oparcia;

- jeden bok naroznika sklada sie z szezlonga oraz trzech siedzisk i odpowiadajacych im
opar¢, a drugi bok naroznika stanowig trzy siedziska i odpowiadajgce im oparcia;

- siedziska (w tym szezlong) i oparcia, na calej szeroko$ci, posiadaja poprzeczne
przeszycia;

- podlokietniki sg odrebnymi od korpusu naroznika elementami;

2. zakwalifikowaniem powyzszych dzialan M.F. jako naruszenia prawa z rejestracji
wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci
Intelektualnej na rzecz H. K. pod numerem 1420251-0005.

Poniewaz podstawe wyroku stanowi stan rzecz z chwili zamkniecia rozprawy (art. 316 § 1
kpc) — na podstawie wyroku zaocznego wydanego w sprawie XXII GWwp 58/19 Sad przyjal,
ze na dzien 13 stycznia 2020 r. mial miejsce stan naruszania przez M.F. praw wylacznych z


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrsgiydimbygi2tm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtga3dcmjzga3ta

rejestracji wzoru wspolnotowego o numerze 001420251 -0005 przystugujacych H.K. , za$
naruszenie spowodowane zostalo przez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu
przez M. F.naroznikéw o cechach opisanych wyze;.

Jednocze$nie, w ocenie Sadu, przepis art. 286281 Prawa wlasno$ci przemyslowej nie
wymaga wykazania naruszenia przez okreSlony, dluzszy czas. Sprawca naruszenia prawa
wylacznego powinien liczy¢ sie z tym, ze nawet jednorazowy fakt naruszenia moze stanowié
podstawe dla uzasadnionego wniosku podmiotu praw wylacznych o zobowigzanie do
udzielenia informacji. Na rzecz powyzszego przemawia zaréwno literalne brzmienie przepisu,
ktory stanowi o ,naruszeniu” (a nie — ,naruszeniach”) praw wylacznych, jak i brzmienie art. 8
dyrektywy 2004/48 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wlasno$ci intelektualnej - ktérego implementacje do prawa polskiego
stanowi art. 2862 Prawa wlasnoSci przemyslowej. Powolany przepis dyrektywy takze nie
formuluje wymogu wykazania wiecej, niz jednego naruszenia lub minimalnego czasu, w
ktérym naruszenie ma miejsce. Istnienie takiego wymogu, w ocenie Sadu, nie byloby mozliwe
do pogodzenia z funkcja roszczenia informacyjnego — ktérego realizacja bylaby utrudniona i
zroznicowana od intensywno$ci naruszenia praw wylacznych. Tymczasem roszczenie
informacyjne shuzy ustaleniu intensywnos$ci bezprawnej eksploatacji chronionego dobra (w
niniejszej sprawie — wzoru wspolnotowego). Nie sposéb zatem oczekiwaé wykazania owej
intensywno$ci (w zakresie przekraczajacym wiarygodne okoliczno$ci wskazujace na
naruszenie) na etapie wystepowania z wnioskiem o udzielenie informacji. Oznaczaloby to
bowiem, Ze strona wystepujac z wnioskiem o zobowigzanie do udzielenia informacji,
musialaby wykaza¢ te okoliczno$ci, ktére majg zosta¢ wykazane w nastepstwie uwzglednienia
wniosku (tj. oznaczong intensywno$¢ naruszenia). Majgc na uwadze powyzsze Sad uznal, ze
ustalony na dzien 13 stycznia 2020 r. (data zamkniecia rozprawy w sprawie XXII GWwp
58/19) fakt wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu opisanego naroznika z
naruszeniem przez M. F. praw wylacznych z rejestracji wzoru wspdlnotowego o numerze
001420251-0005 przyshugujacych H.K. — jest wystarczajacy dla przyjecia, ze wynikajaca z art.
286281 Prawa wlasno$ci przemyslowej przestanka wykazania wiarygodnych okolicznosci
wskazujacych na naruszenie prawa z rejestracji, zostala speliona.

Znaczenia dla rozstrzygniecia nie miat fakt, ze wydany wyrok jest wyrokiem zaocznym.
Wobec reguly lege non distinguente, nec nostrum est distinguere — art. 36581 kpc stosuje sie
takze do wyroku zaocznego. M. F. odbieral osobiscie korespondencje kierowana do niego w
postepowaniu XXII GWwp 58/19, nie podejmowal w tym postepowaniu obrony — w
nastepstwie czego wydany wyrok miat charakter wyroku zaocznego.

Bez znaczenia dla rozstrzygniecia oraz zastosowania przepisu art. 286281 Prawa
wlasnosci przemystowej pozostawala takze sekwencja czynnosci podejmowanych przez
uprawnionego, tj. wystapienia z niniejszym wnioskiem po prawomocnym zakonczeniu
postepowania, ktorego przedmiotem byly roszczenia o charakterze zakazowym, a przed
wszczeciem kolejnego postepowania — o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci. W
wyroku z 18 stycznia 2017 r. C-427/15 N. TSUE wskazal, ze art. 8 ust 1 dyrektywy 2004/48
(ktérego implementacje do prawa polskiego stanowil do 30 czerwca 2020 roku art. 2862
Prawa wlasno$ci przemyslowej) stosuje sie do sytuacji, w ktorej po prawomocnym
zakonczeniu postepowania sadowego skutkujacego stwierdzeniem naruszenia prawa
wlasnosci intelektualnej, powod zada w odrebnym postepowaniu przekazania informacji o
pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarow lub ustug naruszajacych to prawo.

W konsekwencji, zarzut braku wykazania wiarygodnych okoliczno$ci wskazujacych na
naruszenie, nie mogl, w ocenie Sadu, prowadzi¢ do oddalenia wniosku.

Nowosé 1 indywidualny charakter wzoru 1420251-0005

Cho¢ o naruszeniu prawa z rejestracji przyshugujacego wnioskodawcy przesadzala
tre§¢ wyroku zaocznego z 13 stycznia 2020 roku, Sad dokonal oceny podniesionych przez



uczestnika zarzutéw co do braku nowoéci oraz braku indywidualnego charakteru wzoru
wspdlnotowego nr 1420251-0005 (odpowiedZz na wniosek k. 26-30). Rozstrzygajac o
naruszeniu Sad zwiazany jest, co do zasady, domniemaniem waznoS$ci zarejestrowanych
wzordéw wspodlnotowych, ktorego podstawe stanowi art. 85 rozporzadzenia nr 6/2002. Art. 90
ust. 2 rozporzadzenia 6/2002 pozwala jednak, aby w postepowaniu dotyczacym Srodkow
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) uczestnik podniést zarzut niewaznosci wzoru
wspoOlnotowego w sposob inny, niz w drodze powddztwa wzajemnego. W ten sposob oceniaé
nalezy zawarte w odpowiedzi na wniosek zarzuty braku nowos$ci oraz braku indywidualnego
charakteru wzoru wspolnotowego (k. 27-30).

Braku tych cech uczestnik upatruje przede wszystkim w istnieniu, przed data
zgloszenia przez H.K. wzoru wspollnotowego nr 1420251-0005, wzordOw posiadajacych
analogiczne cechy, jak przedmiotowy wzor wspolnotowy.

Analizujac wskazana okoliczno$¢ pod katem przestanki nowosci wzoru 1420251-
0005— nalezy wskazaé, ze zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 6/2002 wzor uwaza sie
za nowy, jezeli identyczny wzdr nie zostal udostepniony publicznie przed data wniosku o
rejestracje zarejestrowanego wzoru wspolnotowego. Z art. 5 ust. 2 rozporzadzenia nr 6/2002
wynika, ze wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznia sie jedynie nieistotnymi
szczegOtami, czyli detalami, ktére nie sa natychmiast dostrzegalne i ktére nie stwarzaja
ro6znic, nawet niewielkich, miedzy tymi wzorami (wyrok Sqdu UE z 6.6.2013 r. T-68/11 K.
pkt 37). Przenoszac powyzsze na grunt niniejszego postepowania wskazac nalezy, ze zaden z
wzorow inkorporowanych w produktach przedstawionych w odpowiedzi na wniosek (k. 28-
29) jako udostepnione publicznie przed data zgloszenia wzoru 1420251-0005, nie spehia
przestanki identycznoSci z wzorem zarejestrowanym na rzecz wnioskodawcy. Trzy wzory na k.
28 oraz pierwszy i trzeci wzor na k. 29 nie majg, w przeciwienistwie do wzoru
zarejestrowanego na rzecz wnioskodawcy, ksztattu litery ,,U” (maja ksztalt litery ,L”). Jedyny
wzér w ksztalcie litery ,U” (drugi na k. 29) — jest inkorporowany w narozniku
jednokolorowym i opartym sie na dlugich n6zkach (w przeciwienstwie do plaskich nézek oraz
dwoch barw we wzorze 1420251-0005). Dwa wzory na k. 28 (drugi i trzeci) nie maja
poprzecznych przeszy¢. Trudno uzna¢ obecno$¢ (lub jej brak) we wzorze inkorporowanym w
postaci naroznika cech takich jak — dwubarwno$¢, przeszycia, nozki (dlugie lub plaskie),
ksztalt (litera U lub L) jako detale, skoro cechy te sa natychmiast zauwazalne i dostrzegalne
na pierwszy rzut oka. Zatem nie mozna wyprowadzi¢ wniosku o wykazaniu przez uczestnika,
aby przed datg zgloszenia przez H.K. wniosku o rejestracje wzoru wspolnotowego nr 1420251-
0005, publicznie udostepniony zostal wzoér identyczny. W konsekwencji, uczestnik nie
zakwestionowal skutecznie nowo$ci wzoru wspolnotowego nr 1420251-005.

Odnoszac sie z kolei do wplywu weze$niej upublicznionych wzoréw na przestanke
indywidualnego charakteru wzoru wspolnotowego nr 1420251-0005 nalezy wskazaé, ze — w
Swietle orzecznictwa - oceny tej przeslanki mozna dokonywaé w stosunku do co najmnie;j
jednego, zindywidualizowanego, okreslonego i zidentyfikowanego wzoru spo$rod wszystkich
wzorow udostepnionych wczeéniej publicznie. Aby zatem wzér mozna bylo uznaé za
posiadajacy indywidualny charakter, calo$ciowe wrazenie, ktére 6w wzor wywiera na
poinformowanym uzytkowniku, powinno byé¢ inne od wrazenia wywartego na takim
uzytkowniku nie przez kombinacje poszczegélnych elementéw wyodrebnionych z kilku
wezeéniejszych  wzoréw, lecz przez co najmniej jeden z wcezeSniejszych wzorow
rozpatrywanych odrebnie (wyrok Sqdu UE z 24.9.2019 r. T-219/18 P..). W tym kontekscie
nie ma znaczenia, ze ,kazdy z elementow skladajacych sie na wzor byt wezesniej znany na
rynku wzornictwa mebli” (odpowiedZ na wniosek k. 28) — skoro uczestnik nie przedstawit
dowodow, z ktorych wynikaloby, ze znana byla kompilacja tych elementéw. O braku
indywidualnego charakteru wzoru wnioskodawcy nie przesadza bowiem sama obecnos¢ we
wzorze kompilacji elementow znanych i wykorzystywanych we wzornictwie mebli przed data
zgloszenia wzoru wspolnotowego 1420251-0005.



Dokonujac oceny wplywu wczeSniej ujawnionych wzoréw na percepcje
poinformowanego uzytkownika (z punktu widzenia wywarcia na nim przez wzér 1420251-
0005 odmiennego wrazenia, niz wcze$niej ujawnione wzory), Sad przeprowadzil badanie
obejmujace okreSlenie:

1. sektora produktéw, wktérych wzory (zarejestrowany na rzecz wnioskodawcy i
wczes$niej ujawnione) sg stosowane;

2. zorientowanego uzytkownika tych produktow, w ktérych zastosowane sa wzory,
a takze, poprzez odniesienie do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci
stanu sztuki wzornicze] i stopnia uwagi wykazywanej przy poréwnywaniu -—
bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegolnych wzorow;

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru inkorporowanego w produktach
obowigzanego;

4. pordwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wilaéciwego sektora, swobody
tworcey i caloSciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez
oba wzory (por. wyrok Sadu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 D. ). Por6wnanie
wzoro6w powinno sie odby¢ przy wzieciu pod uwage ich cech wyrdzniajacych,
zestawianych indywidualnie i stosownie do ich wplywu na ogélne wrazenie wywolane
przez wzoér, z uwzglednieniem podobienstw i r6znic miedzy wzorami, najwazniejszych
cech kazdego z wzordw, na ktorych poinformowany uzytkownik skoncentruje swoja
uwage (por. M. Pozniak — Niedzielska w: M. Pozniak — Niedzielska, J. Siericzylo —
Chlabicz, Europejskie prawo wzoréw przemystowych, s. 45).

Ad. 1) Zarejestrowany wzér stosowany jest w naroznikach — obejmuje naroznik w

ksztalcie litery ,,U”, w ktorym:

- korpus i dwa podlokietniki sa innego koloru, niz siedziska i oparcia;

- jeden bok naroznika sklada sie z szezlonga oraz trzech siedzisk i
odpowiadajacych im oparé, a drugi bok naroznika stanowia trzy siedziska i
odpowiadajace im oparcia;

- siedziska (w tym szezlong) i oparcia, na calej szerokosci, posiadaja poprzeczne
przeszycia;

- podlokietniki sg odrebnymi od korpusu naroznika elementami.

Ad. 2) Wzorzec uzytkownika poinformowanego to uzytkownik zorientowany,
posiadajacy pewien poziom $wiadomo$ci na temat cech wzoru oraz wyczulenie na cechy
wzornicze produktu. Nie bedac tworca, czy projektantem poinformowany uzytkownik zna
rozne wzory istniejace w danej dziedzinie, ma zakres wiedzy na temat elementow tych
wzorOw — i w zwiazku z zainteresowaniem produktami wytworzonymi wedlug wzoréw,
wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu (A. Tischner w: R. Skubisz
(red.) System Prawa Prywatnego, TOM 14B, s. 106). Jednocze$nie uzytkownik
poinformowany nie jest ekspertem — nie ma zatem do$wiadczenia technicznego, nie wyrdznia
cech wzoru wymagajacych obliczen, czy pomiaréw, a zamiast na pojedynczych cechach
technicznych koncentruje sie raczej na og()lnej postaci wzoru i jego praktycznej uzytecznoSci.
Jest to zatem pOJe;c1e posrednle miedzy pojeciem przemqtnego konsumenta, od ktorego to
konsumenta nie wymaga sie posiadania szczegoblnej wiedzy i ktory z reguly nie porownuje
bezposrednio kolidujacych ze soba znakéw towarowych, a znawca w danej dziedzinie,
ekspertem, ktory posiada szczegolowe kompetencje techniczne (wyrok Sqdu UE z 21.11.2013

r.T-337/12 E.).



W przypadku wzoru naroznika uzytkownikiem zorientowanym bedzie osoba, ktéra —
urzadzajac wnetrze swojego mieszkania — wybiera naroznik. Jej orientacja wynika¢ bedzie z
analizy oferty rynkowej, odwiedzania sklepoéw, przegladania czasopism poswieconych
dekoracji wnetrza, znajomos$ci oferty obecnej w internecie, czy katalogach producentéw.
Podobnie, zorientowanym uzytkownikiem bedzie osoba obeznana z wyposazeniem ro6znych
wnetrz, zainteresowana wyposazeniem wnetrza, obserwujaca elementy wyposazenia z
wieksza uwaga, niz przecietna, przez dluzszy czas (np. architekt wnetrz, wykwalifikowany
sprzedawca w sklepie z meblami). Zorientowanym uzytkownikiem nie bedzie natomiast np.
projektant mebli. Jego wiedza jest bowiem wiedza ekspercka, wykraczajaca poza wiedze
poinformowanego uzytkownika.

Ad 3) Jednocze$nie ze zbadaniem stopnia swobody tworcy niezbedne jest okreSlenie,
jakie elementy sa w rzeczywisto$ci chronione przez wzor — a zatem istotne w ramach
poréwnania wzoru chronionego z wzorem inkorporowanym w produkcie obowigzanego.
Stopien swobody tworcy okresla sie bowiem w odniesieniu do elementéw chronionych przez
prawo z rejestracji wzoru wspolnotowego. Prawem z rejestracji wzoru wspolnotowego numer
001420251-0005 chroniony jest okreSlony ksztalt naroznika ujety w przedstawieniu
graficznym wzoru wspdlnotowego (ksztalt litery ,U”, poprzeczne przeszycia, wyraznie
wydzielone podlokietniki, plaskie nozki, okreSlone ulozenie szezlonga i siedzisk) oraz
kompozycja dwoch koloréw w narozniku.

W odniesieniu do wskazanych elementéw naroznika stopien swobody tworczej jest
znaczny. Funkcja uzytkowa, jaka pelni naroznik determinuje jej ogélng budowe — w kazdym
narozniku wyr6zni sie siedziska, korpus i noézki. Zakres swobody tworczej, oceniany z
perspektywy zorientowanego uzytkownika, pozwala na uksztaltowanie w rézny spos6b m.in.
nastepujacych elementow:

- obecnosci szezlonga;

- ksztaltu mebla — z pojedynczym lub podwdjnym zalamaniem (L lub U);

- ksztaltu nozek;

- przeszy¢ lub innych ozdoéb siedzisk;

- jednobarwno$ci lub kompozycji kolorystycznej;

- obecnosci, ksztattu i koloru podlokietnikow.

Ad 4) Uwzgledniajac uwagi poczynione na temat elementéw chronionych spornym
wzorem oraz stopnia swobody twdrcy wzoru, uzna¢ nalezy, iz ogélne wrazenie wywierane
przez wzor 1420251 -0005 na zorientowanym uzytkowniku obejmuje naroznik o opisanych
wyzej cechach. Przy ocenie, czy dany wzor ma charakter indywidualny wzgledem wcze$niej
istniejacych wzoréw nalezy oceni¢ nasycenie sztuki wzorniczej, ktore jest w stanie sprawié, ze
poinformowany uzytkownik bedzie bardziej wrazliwy na réznice miedzy poréwnywanymi
wzorami (wyrok Sqdu UE z 24.9.2019 r. T-219/18 P.). W tym kontek$cie nalezy uznac, ze
obecno$¢ na rynku réznych wzoréw, w tym wskazanych przez uczestnika w odpowiedzi na
wniosek spowoduje, iz poinformowany uzytkownik zwrdci uwage na wskazane wyzej cechy
wyr6zniajace wzdér nr 1420251-0005 (nieobecne w takim zestawieniu w zadnym innym
wzorze wskazanym w odpowiedzi na wniosek)— a caloSciowe wrazenie bedzie odmienne, niz
w stosunku do wzor6w weze$niej obecnych na rynku.

W konsekwencji — w ocenie Sgdu uczestnik nie wykazal, aby wzor nr 1420251-0005
nie posiadal cechy nowosci lub indywidualnego charakteru.

W ocenie Sadu cechg istotna z punktu widzenia poinformowanego uzytkownika nie
jest kompozycja dwoch konkretnych koloréw (odpowiedZ na wniosek k. 27) — ale sama
dwubarwno$¢ wzoru nr 1420251-0005. Barwa naroznika jest pochodna upodoban
estetycznych nabywcy oznaczonego egzemplarza lub kolorystyki oznaczonego wnetrza, w
ktéorym umieszczony ma zosta¢ naroznik. Tym samym, zyskuje znaczenie w kontek$cie
konkretnego nabywcy przedmiotu, w ktérym inkorporowany jest wzor nr 1420251-0005. Nie
ma natomiast znaczenia z punktu widzenia poinformowanego uzytkownika, ktéry zawsze ma



charakter wzorca o charakterze og6lnym. Przyznanie kolorystyce cechy istotnos$ci we wzorze
przemystowym moze mie¢ miejsce wowczas, gdy z punktu widzenia pewnego wzorca, jakim
jest poinformowany uzytkownik, kompozycja konkretnych barw ma zawsze (tj. w odniesieniu
do kazdego wytworu inkorporujacego wzor) znaczenie dla calo$ciowego wrazenia
wywolanego przez wzér. Moze mieé¢ to miejsce np. wowczas, gdy do wzoru zostal
inkorporowany znak towarowy powszechnie kojarzony jako znak barwny w okreslonych
kolorach. Wéwczas zasadne jest sformulowanie wniosku, ze zawsze poinformowany
uzytkownik bedzie identyfikowal konkretny kolor tego znaku jako istotny element wzoru. W
odniesieniu do naroznikow tego rodzaju zalezno$c¢ nie wystepuje.

Okres, w odniesieniu do ktérego zadane sa informacje.

Takze podniesiony przez uczestnika postepowania zarzut nieadekwatnosci okresu, za
jaki zadane byly informacje (z uwagi na 3-letni okres przedawnienia roszczenia o
bezpodstawnie uzyskanych korzysci - odpowiedZ na wniosek k. 32) nie mégt prowadzi¢ do
oddalenia wniosku.

W sprawach wzorow wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia Rady nr
6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoroéw wspolnotowych, a w kwestiach w nim
nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno prawo materialne jak i procesowe,
odnoszgce sie do krajowego wzoru przemystowego (art. 88 rozporzadzenia). Art. 89
rozporzadzenia przewiduje expressis verbis stosowanie, w przypadku naruszenia prawa do
wzoru wspoélnotowego, srodkow prawnych wynikajacych z przepisow prawa krajowego. Do
srodkow tych nalezy m.in. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci (art. 287
ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej) — ktorego, jak wynika z
treSci wniosku, bedzie dochodzil wnioskodawca. Roszczenie to przedawnia sie z uplywem 3
lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedzial sie o
naruszeniu swego prawa i o osobie naruszyciela, oddzielnie co do kazdego naruszenia.
Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uplywem pieciu lat od dnia, w
ktérym nastagpilo naruszenie wzoru (art. 289 ust. 1 zdanie 1 w zwigzku z art. 292 Prawa
wlasno$ci przemystowe;j).

Ciezar dowodu co do tego, ze wnioskodawca dowiedzial sie w okre§lonej dacie o
dzialaniach uczestnika stanowigcych naruszenie praw =z wzoru przemyslowego
przyshugujacego wnioskodawcy — obcigza uczestnika. Uczestnik z powotanego faktu wywodzi
bowiem skutki prawne w postaci przedawnienia roszczenia, ktorego okreSleniu shuzy
zobowigzanie do udzielenia informacji. Uczestnik w tym zakresie nie zaoferowal materiatlu
dowodowego — co wskazuje na 5-letni termin przedawnienia roszczenia wnioskodawcy o
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci, ktorego bieg rozpoczyna sie w dniu naruszenia.

Nawet jednak, gdyby przyja¢ trzyletni termin przedawnienia roszczenia wnioskodawcy
— zarzut przedawnienia nie mogl prowadzié¢ do oddalenia wniosku.

Whnioskodawca wystapil z wnioskiem o informacje obejmujace okres od 2 stycznia
2016 roku. Zakladajac, ze w tym dniu rozpoczalby bieg poczatek terminu przedawnienia
(uprawniony dowiedzialby sie o osobie naruszyciela — por. art. 289 ust. 1 zdanie 2 Prawa
wlasnosci przemyslowej — czego uczestnik nie wykazal), koniec tego terminu przypadlby na
dzien 2 stycznia 2019 r. Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie, ze taki skutek nie nastapi. W dniu 9
lipca 2018 roku weszla w zycie ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny
oraz niektérych innych ustaw do Kodeksu cywilnego. Wprowadzila ona przepis, zgodnie z
ktérym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzien roku kalendarzowego, chyba
ze termin przedawnienia jest krotszy niz dwa lata (art. 118 zdanie 2 kc). Jednocze$nie, z jej
przepiséw intertemporalnych wynika, ze ,do roszczen powstalych przed dniem wejscia w
zycie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje sie od dnia wejécia w
zycie niniejszej ustawy przepisy o przedawnieniu okre$lone w niniejszej ustawie”. Oznacza to,



ze roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci, ktorego bieg rozpoczal sie w
dniu 2 stycznia 2016 r. przedawniloby sie dopiero na koniec 2019 r. W niniejszym
postepowaniu do przedawnienia nie doszlo — wobec okolicznoéci, ze w dniu 19 listopada 2019
r. HK. wystapil z wnioskiem o udzielenie informacji o firmach i adresach odbiorcow
naroznika, w nastepstwie czego doszlo do przerwania biegu przedawnienia. Jest to czynno$é
wnioskodawcy podjeta w celu dochodzenia roszczen majatkowych z tytulu naruszenia
przyshlugujacych wnioskodawcy praw z rejestracji wzoru wspolnotowego. W konsekwencji,
podniesiony przez uczestnika zarzut nie mogl prowadzi¢ do ograniczenia zakresu czasowego
roszczenia informacyjnego.

Nie budzi watpliwoSci Sadu takze zakres zadanych informacji — obejmujacy ilosé
wytworzonych i zbytych naroznikow, jak réwniez ceny uzyskane z tytutu ich sprzedazy. Sa to
informacje niezbedne dla dochodzenia roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci. W kazdym przypadku — punktem wyjécia dla okreélenia wysokoSci roszczenia o
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci jest zysk naruszyciela z tytulu ekonomicznej
eksploatacji dobra chronionego prawem wylacznym (A. Sztoldman, Jak nalezy rozumieé
bezpodstawnie uzyskane korzysci w ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej? w: A.
Adamczak (red.) Sto lat ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszowa
Urzedu Patentowego RP, s. 976 i n.).

O kosztach postepowania Sad orzekl stosownie do reguty odpowiedzialnosci za wynik
postepowania (art. 98 kpc) — obciazajac nimi w caloéci uczestnika wobec uwzglednienia
wniosku. Koszty te obejmuja zwrot oplaty sadowej od wniosku — 200 zlotych, wynagrodzenie
pelnomocnika — 1.680 z}otych (88 ust. 1 pkt 19 rozporzqdzema Ministra Sprawiedliwoéci z
dnia 22.10.2015 r. w sprawie oplat za czynnoSci radcéw prawnych) oraz koszt oplaty
skarbowej od pelnomocnictwa.

sedzia SR (del.) Agnieszka Golaszewska



